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En Santiago de Chile a 19 de agosto de 2011.- 

 

VISTOS  

 

I.- PARTE EXPOSITIVA. 

 

I.1.-  Constitución del arbitraje.- 

NIC Chile por oficio OFO14143 de fecha 25 de abril de 2011 me notificó de la 

designación  como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del 

nombre de dominio “isap.cl”, designación que acepté con fecha 26 de abril de 2011, y que 

fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico. 

  

I.2.-  Partes del arbitraje.- 

Son partes en este juicio: 1) ISAP Ltda. (Ignacio José Massanes Castro), Rut 12.061.354-

5, con domicilio en esta ciudad, Santa Lucía 270 piso 3° de la comuna de Santiago, correo 

electrónico ignacio@massanes.cl; 2) SAP AG, Rut. 96.786.540-0, representada por 

Beuchat Barros y Pfenniger y en autos por el abogado don Rodrigo Puchi Zurita,  con 

domicilio en esta ciudad, Europa 2035 de la comuna de Providencia, correo electrónico 

dominios@bbp.cl.  

  

I.3.- Objeto del arbitraje. 

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio “isap.cl”, 

suscitado entre las partes antes individualizadas. 

 

I.4.- Procedimiento.- 

Que a fojas 19 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las 

normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia 

arbitral con la asistencia de ambas partes.  
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I.5.-  Periodo de Planteamientos.- 

 

I.5.1.-  Planteamientos de ISAP Ltda. (Ignacio José Massanes Castro). 

Consta a fojas 73 de autos, que don Ignacio José Massanes Castro en representación de 

Consultora Isap Limitada, presentó escrito de planteamientos para argumentar su mejor 

derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.  Señala que con fecha 20 de diciembre 

de 2010 registró el dominio isap.cl, y posteriormente con fecha 27 de diciembre de 2010 

procedió a constituir la sociedad de responsabilidad limitada, Consultora Isap Limitada, 

se inscribió en el Registro de Comercio y se publicó en el Diario Oficial.  Agrega que la 

sociedad, de acuerdo a su giro que cita, presta servicios en el área de software y 

plataforma SAP guardan relación con solucionar contingencias que se les produce a 

clientes  que ya han implementado dicho software y que por consiguiente son clientes 

directos de SAP AG y de SAP Chile, deja en claro que su representada no es competencia 

ni parte integrante de SAP AG.  Agrega que el 27 de diciembre de 2010 su representado 

subió a la Internet la página de la empresa la que actualmente se encuentra en 

funcionamiento.  Señala que de la búsqueda del portal de Nic Chile  de dominios que 

digan relación con la palabra “Sap”, encontró 50 dominios actualmente registrados, como 

por ejemplo actionsap.cl, actualisap.cl y adminsap.cl, todos prestan los mismos servicios 

que su representada en base al software de SAP AG y a ninguno de ellos se les prestó 

oposición por parte de SAP AG.  Además señala que se encontraron 50 dominios 

actualmente en tramitación, todos prestan los mismos servicios que su representada.  

Concluye que  su representada es una consultora independiente que presta servicios a 

distintas empresas todos clientes directos que SAP AG y que el dominio isap.cl se 

inscribió producto que es el nombre social de la empresa.  Para acreditar su mejor 

derecho, acompaña copia de la pantalla de la búsqueda de la palabra isap en la base de 

datos de SAP AG; Búsqueda de la palabra sap en Nic Chile en donde se encuentran 

registros de distintas consultoras que prestan los mismos servicios que su representada y 

que no han sido objetados por SAP AG ni SAP Chile; Copia de extracto de constitución 
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de la sociedad Consultora Isap Limitada; Copia del certificado de inscripción en Registro 

de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; Copia de la publicación del 

Diario Oficial; Copia del certificado de Rut donde se da cuenta del inicio de actividades 

de su representada.   

 

I.5.2 Planteamientos de SAP A.G. representada por Beuchat Barros y Pfenniger.  

Consta a fojas 48 y siguientes que Rodrigo Puchi Zurita en representación de SAP A.G. 

presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.  

Señala que su mandante es una sociedad alemana, reconocida y posicionada empresa de 

informática, dedicada principalmente al desarrollo y comercialización de software para 

gestión de empresas, proveyendo soluciones adaptables a los diversos requisitos 

conforme cambian o aumentan las necesidades del negocio de su cliente. Señala que SAP 

AG está considerada como la tercera proveedora independiente de software del mundo y 

la mayor de la Unión Europea, fue fundada en el año 1972 y está presente en más de 75 

países, entre los que se encuentra Chile.  En el sitio Web sap.com/Chile existe abundante 

material de sus actividades en Chile, entre sus clientes se encuentra Lan Airlines, 

Laboratorios Biosano, Masisa S.A., Whirpool, Autopista Central, El Mercurio, Codelco, 

Soprole S.A., Parque Arauco, CORFO, Aguas Andinas, etc.  Señala que tiene varios 

registros marcarios, los que cita, de la denominación SAP, y que es titular de los nombres 

de dominio sap.cl y mysap.cl.  Señala que al realizar una búsqueda en Google de la 

expresión SAP aparecen como primeros resultados aquellos que tienen información de su 

mandante. Por otra parte fundamenta que es manifiesta la clara e inequívoca relación 

entre el campo operativo de su mandante y el de la Sociedad Isap Ltda., agrega que la 

página inicial del sitio Web isap.cl contiene información innegable al respecto.  Señala 

que el primer solicitante en la audiencia de mediación ante Nic Chile  manifestó que el 

dominio en disputa está relacionado en forma directa e inequívoca con los productos y 

servicios de su mandante, sin que medie autorización alguna para ello.  Además, Isap 

Ltda. hacen una referencia a los signos distintivos de su mandante para promocionar sus 
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servicios.  Agrega que el litigio de autos está trabado en torno a la expresión isap, 

respecto a la cual, y dado el uso que el primer solicitante pretende darle, su mandante 

detenta derechos de índole superior, conforme al cúmulo de registros a nombre de SAP 

AG como también a nombres de dominio, además acompaña documentos que acreditan 

que la marca SAP se usa abundantemente en el mercado nacional y que cumple claras 

finalidades distintivas.  Cita el art. 22 del Reglamento de Nic Chile y señala que varias de 

estas hipótesis, establecidas para la revocación de un nombre de dominio, tienen 

aplicación al juicio, en primer lugar, el nombre de dominio isap.cl es engañosamente 

similar  a las marcas registradas SAP y a los nombres de dominio sap.cl y mysap.cl, 

además el engaño está configurado toda vez que el usuario de Internet, al ingresar al 

nombre de dominio en disputa, se encontrará con la oferta de servicios relacionados con 

los productos de su mandante, por lo que resultará imposible el discernimiento en torno al 

origen empresarial de los productos y servicios.  Señala que el primer solicitante tampoco 

tiene derechos legítimos con respecto al nombre de dominio, hay un intento manifiesto de 

Isap Ltda. de inducir a error o engaño a los consumidores y usuarios de Internet al 

promocionar sus servicios con un nombre de dominio prácticamente idéntico a las marcas 

registradas de su mandante. En tercer lugar, de asignarse el dominio al primer solicitante, 

los usuarios de Internet se verán atraídos al mismo bajo la idea de tratarse de un sitio de 

SAP AG, lo anterior creará confusión con las marcas y en consecuencia provecho 

económico para el primer solicitante y graves daños a la imagen comercial y reputación 

de su mandante frente a los consumidores.  Por otra parte señala que la solicitud del 

primer solicitante contraría las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios 

de competencia leal y ética mercantil así como derechos validamente adquiridos por 

terceros. Cita la garantía constitucional “derecho de propiedad”, art. 19  n° 24, 25 y 26  de 

la Constitución Política de la República, y cita las normas de publicidad establecidas en el 

artículo 4° del Código Chileno de Ética Publicitaria, y finalmente respecto de los 

principios de competencia desleal, cita el Convenio de Paris.  Para acreditar su mejor 

derecho acompaña los siguientes documentos: Copia de 3 print extraídos del sitio isap.cl 
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de los links Empresa, Area de Acción y Servicios; Copia del print de la pagina Web 

inapi.cl de los registros marcarios SAP; Copia de búsqueda practicada en Google con la 

expresión SAP; Copia de print extraído de la página Web 

sap.com/chile/acosystem/customers/index.epx; Copia del artículo “Historia de Éxito 

Transporte”; Copia de artículo “Historia de Éxito Telecomunicaciones”; y Copia del 

artículo “Historia de Éxito : Teka”. 

 

 I.6 Etapa de Respuestas.- 

 

I.6.1 Respuesta de ISAP Ltda. (Ignacio José Massanes Castro). 

ISAP Ltda. (Ignacio José Massanes Castro) no evacuó respuesta alguna a los argumentos 

expuestos por SAP AG representada por Beuchat Barros y Pfenniger, como tampoco 

objetó los documentos acompañados. 

 

1.6.2 Respuesta de  SAP AG representada por Beuchat Barros y Pfenniger. 

Consta a fojas 78 de autos, que SAP AG representada por Beuchat Barros y Pfenniger 

Dos S.A. evacuó respuesta a los planteamientos de ISAP Ltda. (Ignacio José Massanes 

Castro).  Señala que de las alegaciones del primer solicitante queda en absoluta evidencia 

que pretende ofrecer una serie de servicios que van en clara infracción a diversos registros 

de su mandante plasmados en su proyecto empresarial., por cuanto su representada tiene 

el mismo giro.  Agrega que es claro que el primer solicitante pretende ofrecer servicios 

idénticos a los de su mandante,  donde su mandante detenta registros de exclusiva en 

torno a su expresión.   En lo demás reitera lo señalado en su escrito de demanda. 

 

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.- 

A fojas 79 de autos, con fecha 25 de julio de2011  no existiendo diligencias pendientes, se 

citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta 

certificada.- 
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II.  PARTE CONSIDERATIVA. 

 

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que ISAP Ltda. (Ignacio José Massanes 

Castro), con fecha 20 de diciembre de 2010 solicitó el nombre de dominio “isap.cl”.   

También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que SAP AG representada por 

Beuchat Barros y Pfenniger, lo solicitó con fecha 12 de enero de 2011.- 

 

II.2 Que ISAP Ltda. (Ignacio José Massanes Castro) fundamentó su mejor derecho 

para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en que con posterioridad al 

registro del nombre de dominio procedió a constituir la sociedad de responsabilidad 

limitada Consultora Isap Limitada.  Dedicada a presta servicios en el área de software y 

plataforma SAP, que guardan relación con solucionar contingencias que se les produce a 

clientes  que ya han implementado dicho software y que por consiguiente son clientes 

directos de SAP AG y de SAP Chile, deja en claro que su representada no es competencia 

ni parte integrante de SAP AG.  Fundamenta que su página Web se encuentra 

actualmente en funcionamiento.  Señala que de la búsqueda del portal de Nic Chile  de 

dominios que digan relación con la palabra “Sap”, encontró 50 dominios actualmente 

registrados y 50 dominios en tramitación, que prestan los mismos servicios que su 

representada en base al software de SAP AG.  Concluye que  su representada es una 

consultora independiente que presta servicios a distintas empresas todos clientes directos 

que SAP AG y que el dominio isap.cl se inscribió producto que es el nombre social de la 

empresa.  

 

II.3 Que SAP AG representada por Beuchat Barros y Pfenniger fundamentó su mejor 

derecho en que es una sociedad alemana, reconocida y posicionada empresa de 

informática, dedicada principalmente al desarrollo y comercialización de software para 
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gestión de empresas, proveyendo soluciones adaptables a los diversos requisitos 

conforme cambian o aumentan las necesidades del negocio de su cliente. Señala que SAP 

AG está considerada como la tercera proveedora independiente de software del mundo y 

la mayor de la Unión Europea, fue fundada en el año 1972 y está presente en más de 75 

países, entre los que se encuentra Chile. Fundamenta que tiene varios registros marcarios, 

los que cita, de la denominación SAP, y que es titular de los nombres de dominio sap.cl y 

mysap.cl. Por otra parte fundamenta que es manifiesta la clara e inequívoca relación entre 

el campo operativo de su mandante y el de la Sociedad Isap Ltda., agrega que la página 

inicial del sitio Web isap.cl contiene información innegable al respecto.  Señala que el 

primer solicitante en la audiencia de mediación ante Nic Chile  manifestó que el dominio 

en disputa está relacionado en forma directa e inequívoca con los productos y servicios de 

su mandante, sin que medie autorización alguna para ello.  Cita el art. 22 del Reglamento 

de Nic Chile y señala que varias de estas hipótesis, establecidas para la revocación de un 

nombre de dominio, tienen aplicación al juicio, en primer lugar, el nombre de dominio 

isap.cl es engañosamente similar  a las marcas registradas SAP y a los nombres de 

dominio sap.cl y mysap.cl. Señala que el primer solicitante tampoco tiene derechos 

legítimos con respecto al nombre de dominio.  En tercer lugar, de asignarse el dominio al 

primer solicitante, los usuarios de Internet se verán atraídos al mismo bajo la idea de 

tratarse de un sitio de SAP AG, lo anterior creará confusión con las marcas y en 

consecuencia provecho económico para el primer solicitante y graves daños a la imagen 

comercial y reputación de su mandante frente a los consumidores.  Por otra parte señala 

que la solicitud del primer solicitante contraría las normas vigentes sobre abuso de 

publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil así como derechos 

validamente adquiridos por terceros.  

 

II.4 Que debe considerarse que se encuentra acreditado en autos, que SAP AG es 

titular de varios registros marcarios de la denominación “SAP”.  Que si bien dicha 

expresión no es idéntica al nombre de dominio en disputa, “isap.cl”, sí es engañosamente 



 8 

similar.  En efecto, la única diferencia es la letra inicial “i”, elemento que no le otorga 

ninguna distinción al nombre de dominio, sobretodo si se considera que el primer 

solicitante tiene el mismo giro que el titular de la marca “SAP”, y que de acuerdo a sus 

propias declaraciones la prestación de sus servicios se vinculan con  SAP AG, empresa 

que es citada en su página Web.  De acuerdo a lo anterior, es evidente que el dominio 

solicitado por el primer solicitante es engañosamente similar a la marca comercial “SAP”. 

 

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en 

autos, se trata de una marca notoria y famosa.  En efecto, la segunda solicitante ha 

acreditado en autos, documentación que no fue objetada por el primer solicitante, que su 

marca es promocionada y utilizada, por lo que su uso por parte de un tercero produciría 

confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos 

y servicios que se ofrecen. 

 

II.6  También se encuentra acreditado en autos, que SAP A.G. es titular del nombre de 

dominio sap.cl, dominio engañosamente similar a “isap.cl” por las mismas razones dadas 

anteriormente.  Lo anterior aumentará la confusión entre los usuarios de Internet a cerca 

de quien es el proveedor de los productos y servicios.  

 

II.7  Debe considerarse que el nombre de dominio también es engañosamente similar a la 

razón social del segundo solicitante, SAP A.G.  En consecuencia, es evidente que la 

titularidad del dominio “isap.cl” por el primer solicitante, creará confusión entre los 

usuarios de Internet, y evidentemente un perjuicio a la empresa SAP A.G. atendido que el 

dominio identifica claramente sus productos y servicios. 

 

II.8    Finalmente, debe considerarse que ISAP Ltda. (Ignacio José Massanes Castro) no 

ha acreditado tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, tanto por 

cuanto la sociedad constituida, Consultora Isap Ltda.., es posterior a la solicitud del 
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nombre de dominio de autos, tanto por cuanto, todos sus argumentos se basan 

precisamente en la prestación de servicios relacionados con la empresa SAP A.G.. En 

consecuencia, éste sentenciador considera que el asignatario del nombre de dominio no 

tiene derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa.   

 

III SE RESUELVE. 

 

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio 

en disputa “isap.cl” a SAP A.G. representada por Beuchat Barros y Pfenniger. 

 

Cada parte pagará sus costas. 

  

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico. 

 

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.- 

 

 

 

 

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto. 

 

 

 

 

 

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.  


